LAN AIRLINES v. SMHV — AIR NOSTRUM (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM)

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljés jaosto)

8 pdivdna helmikuuta 2011 *

Asiassa T-194/09,

Lan Airlines, SA, kotipaikka Renca (Chile), edustajinaan asianajajat E. Armijo Cha-
varri ja A. Castan Pérez-Goémez,

kantajana,

vastaan

sisimarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-
miehenéddn O. Mondéjar Ortuiio,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterraneo, SA, kotipaikka Manises (Espanja),

* Oikeudenkiyntikieli: espanja.
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ja jossa on kyse SMHV:n neljdnnen valituslautakunnan 19.2.2009 tekemisté paatok-
sesté (asia R 107/2008-4), joka koskee viitemenettelyd Lan Airlines, SA:n ja Air No-
strum, Lineas Aéreas del Mediterraneo, SA:n vilill4,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljis jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja 1. Pelikinovd sekd tuomarit
K. Jirimée (esittelevd tuomari) ja M. van der Woude,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2009 jitetyn
kannekirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.9.2009 jitetyn
vastauskirjelmén,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2009 jitetyn
vastineen,

ottaen huomioon sen, etteivat asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitd, kun niille on
ilmoitettu kirjallisen késittelyn paittymisestd, pyytineet jarjestimédn suullista késit-
tely4, ja padtettyddn ndin ollen esittelevan tuomarin kertomuksen perusteella ratkais-
ta kanteen unionin yleisen tuomioistuimen tyojarjestyksen 135 a artiklan perusteella
ilman suullista ksittely4,
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on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Air Nostrum, Lineas Aéreas del Mediterrdaneo, SA teki 14.6.2005 yhteison tavaramer-
kin rekisterointia koskevan hakemuksen sisamarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteison tavaramerkistd 20.12.1993 annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muu-
tettuna (korvattu yhteisén tavaramerkistd 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:0 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla.

Tavaramerkki, jonka rekisterdintid haettiin, oli sanamerkki LINEAS AEREAS DEL
MEDITERRANEO LAM.

Palvelut, joita varten rekisterdintid haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kan-
sainvilista luokitusta tavaramerkkien rekisteroimista varten koskevaan, 15.6.1957
tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tdmé sopimus on tarkistettuna ja muu-
tettuna (jdljempdnd Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 39, ja ne
vastaavat seuraavaa kuvausta: "Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen
jarjestiminen”.
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Kyseinen yhteison tavaramerkkid koskeva hakemus julkaistiin 21.11.2005 ilmesty-
neessd Yhteison tavaramerkkilehdessé nro 47/2005.

Lan Airlines, SA, joka on asiassa kantajana, teki 20.2.2006 asetuksen N:o 40/94 42 ar-
tiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla véitteen, joka koski
haetun tavaramerkin rekister6intid edelld 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja varten.

Kantajan viite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— yhteison tavaramerkiksi nro 3350899 17.12.2004 rekisteroity aikaisempi sana-
merkki LAN

— yhteison tavaramerkiksi nro 3694957 4.8.2005 rekisterdity aikaisempi kuviomerk-
ki, joka on virillinen ja vastaa seuraavaa kuvausta:

LAN

Kyseinen aikaisempi sanamerkki on rekisterdity luokkiin 35, 39 ja 43 kuuluvia tava-
roita ja palveluja varten ja kyseinen aikaisempi kuviomerkki luokkaan 39 kuuluvia
palveluja varten, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:

— luokka 35: "Mainostus; yrityshallinto”
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— luokka 39: "Matkustajien, tavaroiden, asiakirjojen ja arvopaperien kuljetuspalve-
lut milléd tahansa vilineelld; kaikenlaisten tavaroiden, asiakirjojen ja arvopaperien
talletus, sdilytys, varastointi, pakkaaminen ja jakelu milld tahansa vélineelld; pal-
velut, jotka koskevat vilittdjien avulla jarjestettévid matkoja tai tavaroiden kulje-
tuksia; kuriiripalvelut”

— luokka 43: "Ateria- ja juomapalvelujen tarjoaminen; tilapaismajoitus”

Viite perustui kaikkiin aikaisemmilla tavaramerkeilld suojattuihin tavaroihin ja
palveluihin.

Viitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun
perusteeseen.

Viiteosasto hylkési viitteen 30.10.2007 ja katsoi, ettei kyseisten tavaramerkkien valil-
13 ollut sekaannusvaaraa.

Kantaja wvalitti 2.1.2008 viiteosaston pddtoksesti SMHV:n sisélld asetuksen
N:o 40/94 57-62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58-64 artikla)
nojalla.

SMHV:n neljis valituslautakunta hylkési valituksen 19.2.2009 tekemaélldan paatoksel-
13 (riidanalainen p#atos). Valituslautakunta totesi pdatoksessadn padasiallisesti, ettei
kyseisten merkkien vililla ollut sekaannusvaaraa eurooppalaisista keskivertokulut-
tajista koostuvan merkityksellisen yleison keskuudessa, silld vaikka kyseiset palvelut
olivat samoja, merkit eivit kokonaisuutena arvioituna olleet samankaltaisia.
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Asianosaisten vaatimukset

Kantaja vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen pédatoksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

SMHYV vaatii, ettd unionin yleinen tuomioistuin

— hylkaa kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkéyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee ase-
tuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja viittad padasi-
allisesti, ettd kyseisten merkkien vililld on sekaannusvaara merkityksellisen yleison
keskuudessa, joka sen mukaan koostuu espanjalaisista keskivertokuluttajista.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sdaadetain, etti aikaisemman
tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkid ei rekister6id4, jos sen vuoksi, ettd
se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai

II - 170



17

18

19

LAN AIRLINES v. SMHV — AIR NOSTRUM (LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO LAM)

palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleison keskuudessa, jolla aikaisempi
tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaaraan siséltyy vaara tava-
ramerkin ja aikaisemman tavaramerkin vélisestd mielleyhtymaésta.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleiso saat-
taa luulla, ettd kyseiset tavarat tai palvelut ovat perdisin samasta yrityksesté tai mah-
dollisesti keskendén taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistd. Tdman saman oi-
keuskédytdnnon mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan,
kuinka kohdeyleis6 mieltad kyseesséd olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen
huomioon kaikki tekijét, joilla on merkitystd kyseisessd yksittdistapauksessa, erityi-
sesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuu-
den, joita varten niitd kédytetddn, vilinen keskindinen riippuvuus (ks. asia T-162/01,
Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 31-33 kohta oikeuskiytantéviittauksineen).

Merkityksellinen yleiso

Ensinnékin sen alueen madrittamisessd, jolla se, miten merkityksellinen yleis6 asian
mieltdd, on otettava huomioon, kantaja riitauttaa riidanalaisen paatoksen 14 kohdas-
ta ilmenevin valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan “késiteltdvissd asiassa
merkityksellistd on se, miten yleis6 Euroopan yhteisossé asian mieltdd” Kantajan mu-
kaan valituslautakunnan olisi pitényt késiteltdvissé asiassa ottaa huomioon se, miten
espanjalainen kuluttaja asian mieltdad. Kantajan mielesté oikeuskdytdnnon mukaan se,
ettd sekaannusvaara on olemassa ainoastaan Espanjan alueella, riittdd haetun tavara-
merkin rekisteréinnin hylkéddmiseen.

Vaikka pitdadkin paikkansa, ettd sekaannusvaaran olemassaolo kuluttajien keskuu-
dessa yhdessd jasenvaltiossa riittdd haetun yhteison tavaramerkin rekisterdinnin hyl-
kadmiseen, tissd yhteydessé on kuitenkin todettava, ettei tdlld seikalla ole vaikutusta
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merkityksellistd yleis6d midritettdessd. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on nimittdin arvioitava sen
alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleison keskuudessa. Siltd osin kuin
aikaisemmat tavaramerkit ovat yhteison tavaramerkkej, valituslautakunta arvioi kui-
tenkin perustellusti, ettd sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava sen suhteen,
miten kuluttajat koko unionin alueella — eikd ainoastaan Espanjan alueella — asian
mieltavit.

Toiseksi merkityksellisen yleison tarkkaavaisuustasosta on todettava, ettd oikeus-
kéytdnnon mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon
asianomaisen tavara- tai palveluryhmén tavanomaisesti valistunut seké kohtuullisen
tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myds otettava huomioon se, ettd
keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palve-
luryhmén mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHYV — Altana Pharma (RES-
PICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. I1-449, 42 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Vaikka kantaja nyt késiteltdvissé asiassa yhtyy riidanalaisen paitoksen 13 ja 14 koh-
dassa esitettyyn valituslautakunnan arviointiin, jonka mukaan merkityksellinen yleis6
koostuu tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista, SMHV péinvastoin on téstd arvioinnista eri mielt, ja sen mie-
lestd merkityksellisen yleison tarkkaavaisuusaste on korkea tai ainakin keskiméaaréista
korkeampi.

Téstd on todettava, kuten kantaja perustellusti huomauttaa, ettd tiettyja palveluja,
joita varten kyseiset tavaramerkit ovat, kuten luokkaan 39 kuuluvia kuljetuspalveluja,
tarjotaan suurelle yleisolle samalla, kun lentoliikenteen lippuja myydadn internetis-
sd, jolloin kyseiset liput tiettyihin kohteisiin saattavat maksaa vain muutamia euroja,
missé tapauksessa télld hintatekijalld seké lentopaivilld ja -aikatauluilla on ostotilan-
teessa suurempi merkitys kuin lentoyhti6lld. Néin ollen SMHV:n argumentti, jonka
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mukaan merkityksellisen yleison tarkkaavaisuusaste kyseisid palveluja ostettaessa on
korkeampi kuin keskivertokuluttajalla, on hylédttavéd perusteettomana.

On siis valituslautakunnan riidanalaisessa péitoksessd toteaman tavoin todettava,
ettd merkityksellinen yleis6 koostuu tavanomaisesti valistuneista sekd kohtuullisen
tarkkaavaisista ja huolellisista eurooppalaisista keskivertokuluttajista.

Palvelujen vertailu

Siltd osin kuin luokkaan 39 kuuluviin palveluihin, joita varten aikaisemmat tavara-
merkit on rekisterdity, kuuluu haetun tavaramerkin rekisterdintihakemuksen katta-
mia tavaroita, valituslautakunta oli oikeassa todetessaan riidanalaisen paitoksen 15—
32 kohdassa, etté kyseiset palvelut olivat samoja, mitd osapuolet eivit ole riitauttaneet.

Merkkien vertailu

Oikeuskaytinnon mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kysees-
sd olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssiséllon samankaltaisuu-
den osalta perustuttava merkeistd syntyvaan kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on
otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sill4, miten keskivertoku-
luttaja mieltdé kyseessd olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun
vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltdd tavaramerkin tavallisesti
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yhtend kokonaisuutena eiki tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV
v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskaytantoviittauksineen).

Kahden tavaramerkin vilisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen,
ettd huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijoisté ja
ettd sitd verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Téllainen vertailu on sitd vastoin syyta
suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessé olevaa tavaramerkkid yhtena kokonaisuu-
tena, mika ei sulje pois sitd, ettd kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramer-
kistd jad asianomaisen yleison muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useam-
pi tavaramerkin osatekijoistd (ks. edelld 25 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker,
tuomion 41 kohta oikeuskéytantoviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut
tavaramerkin osatekijat jadvit merkityksettomiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioi-
da yksin hallitsevan osatekijén perusteella (edelld 25 kohdassa mainittu asia SMHV
v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHYV, tuomio 20.9.2007,
42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla ndin muun muassa sil-
loin, kun kyseinen osatekijé pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisén muistiin jaavaa,
tavaramerkkia koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, ettd kaikki muut tavaramerkin
osatekijat jaaviat merkityksettomiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa
(em. asia Nestlé v. SMHYV, tuomion 43 kohta).

Lisdksi sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, kos-
ka néilld kahdella tavaramerkkityypilld on graafinen muoto, joka voi luoda visuaali-
sen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV (STAR TV), tuomio
4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskéyténtoviittauksineen).

Nyt kisiteltdvidssd asiassa on riidatonta, ettd aikaisempi sanamerkki sisaltda ai-
noastaan sanan “lan” ja aikaisempi kuviomerkki koostuu isoin kirjaimin kirjoite-
tusta sanaosasta "lan” ja sen jdljessd olevasta tyylitellystd tdhdestd, kun taas haettu
tavaramerkki koostuu sanaosista "lineas aéreas del Mediterraneo” ja "lam”.
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Kantaja ensinnékin viittdd mahdollisen hallitsevan tai merkityksettomdn osan ole-
massaolosta, ettd valituslautakunta jatti toteamatta, ettd osa "lam” oli hallitseva hae-
tun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, koska osa "lineas aéreas del Me-
diterrdneo’, jonka merkityksen espanjalainen kuluttaja ymmartéd, kuvailee kyseisia
palveluja. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi kyseisid merkkejé vertaillessaan
ndin ollen pitdnyt ottaa huomioon ainoastaan haetun tavaramerkin hallitseva osa
"lam’”.

Téssd yhteydessd on todettava, ettd vaikka pitdédkin paikkansa, ettei yleiso pddsaantoi-
sesti mielld tavaramerkin kuvailevaa osaa erottavaksi ja tavaramerkin luomassa ko-
konaisvaikutelmassa hallitsevaksi osaksi, tavaramerkin osan heikko erottamiskyky ei
merkitse vdistdiméttd — kun otetaan huomioon kyseisen osan koko ja sijainti merkissé —
sitd, ettd se olisi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkitykseton.

Kasiteltavassa asiassa on riidatonta, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen
paatoksen 22-27 kohdassa, ettd osaa "lineas aéreas del Mediterraneo’, jonka mer-
kityksellisen yleison espanjankielinen osa ymmairtdd viittaavan Vilimeren alueen
lentoliikennepalveluihin, kuvailee osaa haetun tavaramerkin rekisteréintihakemuk-
sen kattamista palveluista ja osoittaa maantieteellisen alueen, jolla kyseisid palveluja
tarjotaan. Toisin kuin kantaja esittdd, yksinomaan tdmaé toteamus ei kuitenkaan voi
johtaa siihen, ettd haetun tavaramerkin mainittua osaa olisi pidettéva haetun tavara-
merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettoména ja ettd sanaosaa ”lam”
olisi ndin ollen pidettavi hallitsevana osana.

On nimittain todettava ensinniakin, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen
paatoksen 23 kohdassa, ettd osa "lineas aéreas del Mediterraneo” on omiaan kiin-
nittdmain kaikkien merkitykselliseen yleis66n kuuluvien kuluttajien huomion riip-
pumatta siitd, ovatko kyseiset kuluttajat espanjankielisia vai eivit, yhtdalta siksi, ettd
kyseinen osa on haetussa tavaramerkissd kooltaan selvésti osaa “lam” suurempi, ja
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toisaalta siksi, ettd se on valittOmaésti havaittavissa siksi, ettd se sijaitsee kyseisen
merkin alussa. Téltd osin on hylattdva kantajan argumentti siltd osin kuin se viittaa,
ettd oikeuskdytdnnon mukaan siitd periaatteesta, jonka mukaan keskivertokulutta-
jan huomio kiinnittyy tavaramerkin alkuosaan, on poikkeuksia, koska kantaja ei esité
ainuttakaan sellaista konkreettista seikkaa, jonka perusteella voitaisiin katsoa, ettd
valituslautakunnan arviointi késiteltdvassa asiassa on virheellinen.

Toiseksi erityisesti merkitykselliseen yleis6on kuuluvista espanjankielisista kulutta-
jista on todettava, kuten valituslautakunta katsoi riidanalaisen paatoksen 22—27 koh-
dassa, ettd on todennikoistd, ettd koska espanjankielinen kuluttaja mieltdd sanan
"lam” osan ”lineas aéreas del Mediterrdneo” lyhenteeksi, jalkimméiinen osa jdd sen
muistiin. Toisin kuin kantaja véittad, kyseinen kuluttaja on niet yhtééltéd taipuvainen
painamaan mieleensd osan "lineas aéreas del Mediterraneo” siltd osin kuin kulutta-
ja voi mainitun osan perusteella ymmartdd osan "lam” sanojen “lineas’, "aéreas” ja
"Mediterraneo” alkukirjaimista muodostuvaksi lyhenteeksi. Kuten toisaalta SMHV
vastoin kantajan esittdmad huomauttaa, koska lentoliikennepalveluja varten kaytetyt
tavaramerkit sisaltdavat usein mainittuja palveluja ja niiden padasiallisia ldhto- tai saa-
pumispaikkoja kuvailevia sanaosia — kuten esimerkiksi yhteison tavaramerkit Ame-
rican Airlines, AIR FRANCE tai LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA -,
kyseinen kuluttaja on taipuvainen ymméirtimién, ettd osa "lineas aéreas del Me-
diterrdneo” osoittaa tietyn lentoyhtion tarjoamien kuljetuspalveluiden kaupallista
alkuperia.

Niin ollen on todettava, ettei osaa "lineas aéreas del Mediterrdneo” voida pitda haetun
tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettoménd merkityksellisen
yleison keskuudessa, riippumatta siitd, oliko kyseinen yleis6 espanjankielistd vai ei.

Kantajan muut véitteet eivit muuta tétéd arviota muuksi.
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Ensinndkin kantajan argumentti, jonka mukaan asiassa T-425/03, AMS vastaan
SMHYV (AMS Advanced Medical Services), 18.10.2007 annetusta tuomiosta (Kok.,
s. 11-4265, 84 kohta) ilmenee, ettd kuluttaja todennékoisesti viittaa tavaramerkkiin
vain siihen sisaltyvilld kirjainsanalla, ei muuta sitd edelld 34 kohdassa esitettyd ar-
viota, jonka mukaan osaa ”lineas aéreas del Mediterrdneo” ei voida pitdd haetun ta-
varamerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettoménd. Edelld mainitussa
asiassa AMS Advanced Medical Services annetussa tuomiossa (tuomion 74 kohta)
nimittdin todettiin ensin, ettd lyhenteella AMS oli keskeinen asema kuviomerkissi
AMS Advanced Medical Services ja se oli kooltaan suurempi kuin muut siin esiinty-
vt osat, ja arvioitiin vasta tdmén jilkeen, ettd lyhenne AMS oli hallitseva tavaramer-
kin luomassa kokonaiskuvassa. Kuten edeltd 32 kohdasta ilmenee, nain ei kuitenkaan
ole nyt kisiteltdvissi asiassa, ja kantajan téltd osin esittdma viite on siksi hylattava
perusteettomana.

Lisdksi on hylattdvd perusteettomana kantajan viite, jonka mukaan valituslautakun-
ta jatti toteamatta, ettd koska aikaisempiin tavaramerkkeihin sisiltyva sanaosa “lan”
ja haetun tavaramerkin sanaosa “lam” ovat keskenddn samankaltaisia, aikaisempien
tavaramerkkien laaja tunnettuus vahvistaa viimeksi mainitun sanaosan erottamis-
kykyd. Yhtaaltd kantaja ei nimittdin ole esittédnyt unionin yleiselle tuomioistuimelle
todisteita, joiden perusteella olisi mahdollista arvioida sitd, ovatko aikaisemmat tava-
ramerkit laajalti tunnettuja. Vaikka toisaalta oletettaisiinkin, ettd aikaisemmilla tava-
ramerkeilld on tietynasteinen tunnettuus ja ettd merkitykselliseen yleiso6n kuuluvat
kuluttajat kiinnittdvét néin ollen erityistd huomiota haetun tavaramerkin osaan "lam’,
silld kyseinen sanaosa ja aikaisempiin tavaramerkkeihin sisiltyvéd sanaosa "lan” ovat
erittdin samankaltaisia, aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus ei kuitenkaan
tee osasta "lineas aéreas del Mediterraneo” haetun tavaramerkin luomassa kokonais-
vaikutelmassa merkityksetonté, kun otetaan huomioon edellé 32 ja 33 kohdassa mai-
nitut seikat.

Lopuksi on hylédttava perusteettomana se kantajan argumentti, jonka mukaan valitus-
lautakunta teki virheen, kun se kieltdytyi tutkimasta sille toimitettuja Oficina Espaiio-
la de Patentes y Marcasin (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) paatoksid, joissa
mainittu virasto hylkési osan "lineas aéreas de” sisdltdvien tavaramerkkien rekiste-
rointihakemukset. Valituslautakuntien paitosten laillisuutta arvioidaan nimittdin
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yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella (asia T-85/02, Diaz v. SMHV — Granjas
Castell6 (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok., s. 11-4835, 37 kohta). Lisaksi mah-
dolliset aikaisemmin jasenvaltioissa suoritetut rekisterdinnit ovat ainoastaan seikka,
joka voidaan pelkdstddn ottaa huomioon yhteison tavaramerkkié rekisteroitdessd,
eikd tdma seikka ole rekisteroinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-337/99, Henkel v.
SMHYV (Punavalkoinen pyored tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2597, 58 kohta
oikeuskaytdntoviittauksineen), ja sama koskee myos kansallisten viranomaisten te-
kemid paatoksid, joilla evdtdadn tavaramerkkien rekisterdinti. Ndin ollen on niin, ettd
vaikka nyt kasiteltdvéssd asiassa Oficina Espafola de Patentes y Marcasin tekemét
padtokset, joihin kantaja viittaa, ovat seikkoja, jotka eivit ole ratkaisevia mutta jotka
viittaavat siihen, ettd osa "lineas aéreas del Mediterraneo” on heikosti erottamisky-
kyinen, valituslautakunta ei tehnyt virhettd, kun se edelld 32 ja 33 kohdassa esitetyin
perustein arvioi, ettei mainittua osaa kuitenkaan voida pitdd haetun tavaramerkin
luomassa kokonaisvaikutelmassa merkityksettoména.

Edelld esitetyn perusteella on siis todettava, ettd — toisin kuin kantaja viittda — va-
lituslautakunta oli oikeassa, kun se riidanalaisen péitoksen 33 kohdassa totesi, etté
haettuun tavaramerkkiin siséltyvéd osa "lam” oli hallitseva, ja kun se néin ollen edel-
1a 26 kohdassa mainitun oikeuskdytdnnon mukaisesti otti kyseisia merkkejd ver-
taillakseen huomioon myos tdhén tavaramerkkiin sisédltyvdn osan “lineas aéreas del
Mediterraneo”

Toiseksi kyseisten merkkien mahdollisesta samankaltaisuudesta ja niiden vélisista
eroista on ensinnékin todettava, ettd ulkoasun ja lausuntatavan osalta kantaja yhtyy
valituslautakunnan riidanalaisen péaatoksen 26 kohdassa esittdmaan arviointiin, jon-
ka mukaan haetun tavaramerkin lopussa oleva sana "lam” ja aikaisemmissa tavara-
merkeissé oleva sana ”lan” ovat keskenddn samankaltaisia. Kuten valituslautakunta
riidanalaisen paitoksen 26 kohdassa myos perustellusti totesi vastoin kantajan sitd
viitettd, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien vertailussa on otettava huomioon
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ainoastaan haetun tavaramerkin osa "lam’, haetun tavaramerkin sanaosan "lam” ja ai-
kaisempiin tavaramerkkeihin siséltyvéin sanaosan ”lan” samankaltaisuutta neutralisoi
kuitenkin se seikka, ettd kokonaisuutena arvioituna kyseiset tavaramerkit poikkeavat
toisistaan sekd ulkoasultaan ettd lausuntatavaltaan. Aikaisemmat tavaramerkit néet
koostuvat pelkidstddn yhdestd kolmikirjaimisesta sanaosasta eli sanaosasta ”lan’, ja ai-
kaisempi kuviomerkki sisaltad liséksi tyylitellyn tdhden, kun taas haettu tavaramerkki
koostuu sanaosista "lineas aéreas del Mediterraneo” ja "lam’; jotka sisaltavit kaikkiaan
30 kirjainta silld tavoin, kuten valituslautakunta riidanalaisen pédétoksen 25 kohdassa
perustellusti totesi, ettd kokonaisuutena arvioituna kyseiset tavaramerkit poikkeavat
toisistaan paitsi “niihin siséltyvien sanojen lukuméairin, rakenteen ja pituuden kan-
nalta” my6s lausuntatavaltaan. Niin ollen on hylédttdvd kantajan argumentti, jonka
mukaan kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkityssisallon osalta kantaja véittda padasiallisesti, ettd koska yhtéaltd haetun tava-
ramerkin hallitsevalla osalla eli sanaosalla "lam” ja toisaalta aikaisempiin tavaramerk-
keihin sisaltyvilld sanaosalla "lan” ei ole minkaénlaista merkityssisaltod, niiden valilla
ei ole merkityssisaltoon liittyvid eroja.

Télta osin on valituslautakunnan riidanalaisen péaiatoksen 28 kohdassa toteaman ta-
voin todettava, ettd merkityksellisen yleison espanjankielisistd kuluttajista koostuva
osa ymmartid haettuun tavaramerkkiin sisédltyvan osan "lineas aéreas del Mediterra-
neo” Vilimeren alueen lentoliikennepalveluihin viittaavaksi ja yhdistdd sen sanaosaan
”lam’; joka on lyhenne kyseistd osasta.

Néin ollen on valituslautakunnan riidanalaisen péitoksen 30 kohdassa esittdmaén ta-
voin — ja kantajan esittdmaa vastoin — todettava, etté vaikka merkityksellisen yleison
sen osan keskuudessa, jolla ei ole edes espanjan kielen vdhimmaistaitoja, kyseisten
merkkien vililld ei ole merkityssiséltoon liittyvid eroja tai samankaltaisuuksia, se osa
merkityksellisestd yleisostd, jolla on vaikka vain espanjan kielen vihimmadistaidot,
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ymmaértdd eron yhtdalta haetun tavaramerkin — jonka se mieltdd Vélimeren alueen len-
toliikennepalveluihin viittaavaksi — ja toisaalta aikaisempien tavaramerkkien vilillg,
joiden osalta asiakirja-aineistoon siséltyvistd seikoista ei ilmene, ettéd kyseinen yleiso
ymmartdisi niiden osalta tietyn merkityssisédllon tai ettd se missadn tapauksessa miel-
téisi vilmeksi mainittuja tavaramerkkejd ja haettua tavaramerkkid samankaltaisiksi.

Kun otetaan huomioon kaikki edelld esitetty, on siis valituslautakunnan riidanalaisen
paétoksen 30 ja 31 kohdassa esittdmén tavoin todettava, ettd kokonaisuutena arvioi-
tuna kyseiset tavaramerkit ovat erilaisia, kun otetaan huomioon ensinnékin niiden
ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvét erot ja toiseksi joko niiden merkityssiséltoon
liittyva ero merkityksellisen yleison espanjankielisen osan keskuudessa tai merkitys-
sisdllon puuttuminen muun kuin espanjankielisen yleison keskuudessa.

Sekaannusvaara

Valituslautakunta totesi riidanalaisen padtoksen 32 kohdassa padasiallisesti, ettd vaik-
ka kyseiset palvelut olivat samoja, tavaramerkkien vilillé ei voi olla sekaannusvaaraa,
koska ne eivit ole samankaltaisia.

Kantaja sitd vastoin viittd4, ettd haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien
vililld on sekaannusvaara, koska ne ovat yhtdéltd ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan
samankaltaisia ja niiltd puuttuu merkityssisalto seka koska kyseiset palvelut ovat toi-
saalta samoja.

Tédhin on todettava, ettd kun otetaan huomioon se, ettd kyseiset merkit eivit ole sa-
mankaltaiset (ks. edelld 44 kohta), valituslautakunta katsoi riidanalaisen péitoksen
32 kohdassa perustellusti, ettd siitd huolimatta, ettd kyseiset palvelut ovat samoja,
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haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien vilillé ei ollut sekaannusvaaraa
merkityksellisen yleison keskuudessa. Sitd, ettd kyseiset merkit eivét ole samankaltai-
set, ei sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydesséd nimittdin kompensoi se seik-
ka, ettd niillé tarkoitetut palvelut ovat samoja (ks. vastaavasti asia T-265/06, Lee/DE v.
SMHYV - Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), tuomio 12.2.2009,
56 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Tétd toteamusta ei saateta kyseenalaiseksi silld kantajan argumentilla, jonka mukaan
valituslautakunta jatti tutkimatta, olivatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnet-
tuja. Oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkin laaja tunnettuus on néet otettava huo-
mioon arvioitaessa sité, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, ettd
sekaannusvaara saattaa syntyé (asia T-110/01, Vedial v. SMHYV - France Distribution
(HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5275, 65 kohta; ks. asia T-308/08, Par-
fums Christian Dior v. SMHV - Consolidated Artists (MANGO adorably), tuomio
15.9.2009, 53 kohta oikeuskéytantoviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoel-
massa). Aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus on ndin ollen otettava huomioon
sekaannusvaaraa arvioitaessa silloin, kun tavaramerkit on todettu samankaltaisik-
si, mutta siti ei voida ottaa huomioon tamin samankaltaisuuden toteamiseksi (ks.
vastaavasti em. asia MANGO adorably, tuomion 54 kohta). Koska nyt kasiteltivis-
sd asiassa on edelld 44 kohdassa todettu, etteivit kyseiset merkit ole samankaltaisia,
valituslautakunta ei tehnyt virhettd tutkiessaan, olivatko aikaisemmat tavaramerkit
mahdollisesti lagjalti tunnettuja. Kantajan téstd esittdimd argumentti on néin ollen
hylédttavé perusteettomana.

Edelld esitetyn perusteella on siis valituslautakunnan tavoin todettava, ettd kyseisten
merkkien vililld ei ole sekaannusvaaraa.

Kantajan ainoa kanneperuste on néin ollen hyldttdvé perusteettomana, ja kanne on
hylattava.
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Oikeudenkiyntikulut

Unionin yleisen tuomioistuimen tyéjdrjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asian-
osainen, joka hévidd asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkéyntikulut, jos vasta-
puoli on sitd vaatinut. Koska kantaja on héavinnyt asian, se on velvoitettava korvaa-
maan oikeudenkéyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Niilld perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljés jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylitdéan.

2) Lan Airlines, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkiyntikulut.

Pelikdnova Jirimée Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 8 pdivina helmikuuta 2011.

Allekirjoitukset
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